浙 江 省 高 级 人 民 法 院
民事裁定书
    （2021）浙民终471号
上诉人（原审原告）：上海卓某商贸公司，住所地上海市虹口区。
被上诉人（原审被告）：温州市恒某烟具眼镜公司，住所地浙江省温州市。
被上诉人（原审被告）：鹤山市恒某金属制品公司，住所地广东省鹤山市。
上诉人上海卓某商贸公司（以下简称上海卓某公司）因与被上诉人温州市恒某烟具眼镜公司（以下简称温州市恒某公司）、鹤山市恒某金属制品公司（以下简称鹤山市恒某公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙02民初1096号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上海卓某公司上诉请求：撤销一审判决，将本案发回重审或依法改判支持其一审全部诉讼请求。事实和理由：（一）原审判决对授权外观设计的类型和保护范围判断错误。授权外观设计为“形状外观设计”，图案和颜色并不在其专利权保护范围内，被诉侵权设计的形状与授权外观设计完全相同，落入其专利权保护范围。（二）原审判决对专利法立法目的及相关法律概念含义理解有误，致使对保护范围的判断错误。授权外观设计的设计要点在于产品外形，被诉侵权产品的图案、颜色与授权外观设计是否相同不属于本案应当考虑的问题。（三）打火机产品外形的设计空间较小，细微的外形差异，足以对整体视觉效果产生实质影响。被诉侵权设计的外形较为长、薄，对方当事人主张的现有设计外形则较为短、厚，两者差异明显。考虑授权外观设计的设计要点和设计空间，本案现有设计抗辩不能成立。实际上，对方当事人并未真正提出现有设计抗辩，其主张的是授权外观设计与现有设计相比不具有新颖性，这也可以印证被诉侵权设计并非来源于现有设计。（四）原审法院未查明本案侵权损失数额及共同侵权的相关事实。
温州市恒某公司、鹤山市恒某公司未作答辩。
上海卓某公司向一审法院起诉，请求判令温州市恒某公司、鹤山市恒某公司：1.立即停止制造、销售、许诺销售侵害其专利号为        ZL2015XXXX7513.5、名称为“打火机（0IL17）”外观设计专利权的打火机产品的行为；2.立即销毁已生产的侵权产品及其模具、设备等；3.连带赔偿其经济损失1 012 325元，以及其为本案支出的律师费10 000元、公证费10 850元，合计1 033 175元；4.承担本案全部诉讼费用。
一审法院认定事实：上海卓某公司于2015年9月10日向国家知识产权局申请名称为“打火机（0IL17）”的外观设计专利，并于2016年1月6日获得公告授权，专利号为ZL2015XXXX7513.5，该专利至今有效。该专利外观设计授权公告载明该外观设计专利的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图、使用状态图；专利简要说明记载：外观设计产品的用途是作为打火机，设计要点在于本产品的形状；最能表明设计要点的图片为立体图。
2018年4月13日，国家知识产权局就该专利出具外观设计专利权评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2019年11月18日，委托方林思思就涉案外观设计专利委托国家知识产权局专利检索咨询中心进行检索。2019年11月27日，该中心出具编号为GWXXXXXXX的《外观设计检索报告》，检索结论为：检索到与被检索外观设计没有明显区别的外观设计。2020年10月26日，温州市恒某公司就涉案外观设计专利提出无效宣告请求，国家知识产权局专利局复审和无效审理部于同年11月6日发文受理。
2015年1月1日，鹤山市恒某公司（甲方）与温州市恒某公司（乙方）签订《产品代销合作协议书》，约定由甲方授权乙方代销其公司经营的“佐罗”牌打火机等产品，并由甲方保证其产品不存在侵犯任何第三方知识产权的情形等。
2019年1月10日，上海卓某公司代理人陈一能来到福建省福州市闽江公证处申请进行保全证据公证。同日上午，公证员及公证员助理与陈一能，在福州市台江区广达路108号世茂国际中心一号门10号楼闽江公证处办公室，由陈一能在该处的办公室电脑上，采用录屏的方式进行了若干操作：对浏览器进行清洁度检查后，在淘宝搜索栏搜索店铺“佐罗旗舰店”，点击第一个搜索结果“zorro佐罗旗舰店”，查看该网店经营者营业执照信息及首页内容；搜索网址“www.1688.com”，进入1688主页面，搜索供应商“恒星金属制品”，点击第一个搜索结果“鹤山市恒某金属制品公司”，查看该供应商的相关信息及该网店的部分商品；点击第二个搜索结果“鹤山市恒某金属制品公司”，点击“佐罗（zorro）涨价通知”，点击“查看所有分类”。结束录屏后，公证员助理将相关内容刻录至光盘并加贴封条。同年2月19日，该公证处出具（2019）闽证内字第XXXX号公证书。
2019年1月10日，上海卓某公司代理人陈一能来到福建省福州市闽江公证处申请进行保全证据公证。同日上午，公证员及公证员助理与陈一能，在福州市台江区广达路108号世茂国际中心一号门10号楼闽江公证处办公室，由陈一能在该处的办公室电脑上，采用录屏的方式进行了若干操作：对浏览器进行清洁度检查后，搜索网址“www.jd.com”，进入京东主页面，登录京东账户，在京东搜索栏搜索“佐罗打火机”，点击“ZORRO旗舰店”，查看该网店经营者营业执照信息及首页内容，并查看该网店的部分商品；点击“恒星礼品专卖店”，查看该网店经营者营业执照信息及首页内容，并查看该网店的部分商品；点击“ZORRO恒星专卖店”，查看该网店经营者营业执照信息及首页内容，并查看该网店的部分商品；搜索网址“www.taobao.com”，进入淘宝主页面，登录淘宝账户，在淘宝搜索栏搜索店铺“恒星烟具专卖店”，点击“恒星烟具专卖店”，查看该网店经营者营业执照信息及首页内容，并查看该网店的部分商品。结束录屏后，公证员助理将相关内容刻录至光盘并加贴封条。同年2月19日，该公证处出具（2019）闽证内字第1258号公证书。
2019年1月10日，上海卓某公司代理人陈一能来到福建省福州市闽江公证处申请进行保全证据公证。同日上午，公证员及公证员助理与陈一能，在福州市台江区广达路108号世茂国际中心一号门10号楼闽江公证处办公室，由陈一能在该处的办公室电脑上，采用录屏的方式进行了若干操作：对浏览器进行清洁度检查后，搜索网址“www.jd.com”，进入京东主页面，登录京东账户，在搜索栏搜索“佐罗打火机”，依次点击查看佐罗（ZORRO）京东自营旗舰店、欧卡烟具专营店、红柚礼品、发现礼品专营店、钦悟烟具专营店、火麟礼品专营店、火麟烟具专营店、星风尚礼品专营店等店铺的部分商品及网店经营者营业执照信息；搜索网址“www.taobao.com”，进入淘宝主页面，登录淘宝账户，在搜索栏搜索店铺“佐罗打火机”，依次点击查看zorro鲲鹏专卖店、黑米烟具专营店、祝融火炬等店铺的部分商品；搜索网址“www.1688.com”，进入1688主页面，在搜索栏搜索供应商“佐罗打火机”，依次点击查看南昌市洪城大市场淑芳电器批发、武汉市合创恒升商贸有限公司、苍南县龙港燎焊烟具厂等店铺的部分商品及供应商武汉市合创恒升商贸有限公司的相关信息。结束录屏后，公证员助理将相关内容刻录至光盘并加贴封条。同年2月19日，该公证处出具（2019）闽证内字第1259号公证书。
2019年1月10日，上海卓某公司代理人陈一能来到福建省福州市闽江公证处申请进行保全证据公证。同日上午，公证员及公证员助理与陈一能，在福州市台江区广达路108号世茂国际中心一号门10号楼闽江公证处办公室，由陈一能在该处的办公室电脑上，采用截屏的方式进行了若干操作：对浏览器进行清洁度检查后，在地址栏输入“www.taobao.com”,在名称为“zorro佐罗旗舰店”、经营者为鹤山市恒某公司的天猫网店在线订购了名为“佐罗煤油打火机纯铜深雕超薄刻字创意定制个性打火送男友礼品”的打火机 2个，颜色分类分别为“唐草八卦（单面）”和“富贵牡丹（单面）”。被诉侵权产品的单价为99元，网页载明月销量222个，累计评价126条，库存1 034件。在名称为“恒星烟具专营店”、经营者为温州市恒某公司的天猫网店在线订购了名为“正品佐罗煤油打火机拉丝纯铜超薄刻字创意个性打火机送男朋友定制”的打火机2个，颜色分类分别为黑拉丝标志（标准版）和金拉丝标志（标准版）。被诉侵权产品的单价为78元。网页载明月销量720，累计评价2 105条，库存8 300件。经“省99心动价”、“省78狂欢不止”等优惠后，合计支付177元（含运费）。同年2月19日，该公证处出具（2019）闽证内字第1260号公证书。
2019年1月10日，上海卓某公司代理人陈一能来到福建省福州市闽江公证处申请进行保全证据公证。同年1月11日下午，公证员、公证员助理在福建省福州市台江区世茂国际中心1号门1楼夹层楼梯口1号丰巢快递柜接收了四个运单号码分别为：803961868338129113、803961827565129113、803961861539917092、803961868609513052的圆通速递包裹。2019年1月28日上午，公证员、公证员助理在福州市闽江公证处遗嘱工作室，进行了如下保全行为：由陈一能分别对运单号码为803961868338129113、商品名称为“ZT5-108标（唐草八卦）”，运单号码为803961827565129113、商品名称为“ZT5-108标（富贵牡丹）”，运单号码为803961861539917092、商品名称为“ZC5-301A金拉丝标志标准版”，运单号码为803961868609513052、商品名称为“ZC5-301C黑镍拉丝标志标”的圆通速递包裹进行拆封，由公证员助理拍摄照片若干张，拍照结束后，公证员、公证员助理当场对上述包裹进行密封，再由公证员助理拍摄照片若干张。将上述密封的四个包裹交由原告代理人陈一能收存。公证员助理将拍摄的45张照片全部打印。同年2月19日，该公证处出具（2019）闽证内字第1261号公证书。
一审庭审中，该院当庭拆封了前述公证封存的物品。双方明确以“唐草八卦”“富贵牡丹”“黑拉丝”“金拉丝”为特征的四款被诉侵权产品实物作为被诉侵权设计进行比对。
温州市恒某公司、鹤山市恒某公司提供了专利权人为陈建华、名称为“打火机（女圆四角）”、专利号为ZL2008XXXX5104.4的中国外观设计专利文献（以下简称对比设计），该专利申请日为2008年10月24日，授权公告日为2009年9月23日，该专利的附图中，公开了一种带圆角长方形通体光滑的打火机外壳设计。
另查明，温州市恒某公司成立于2001年6月1日，注册资本1 000万元，其经营范围为：制造、加工、销售烟具、眼镜、油棉机用油铁罐、金属盒；货物进出口。鹤山市恒某公司成立于2007年12月4日，注册资本1 000万元，其经营范围为：生产、加工、销售：金属制品、烟具制品、烟具配套制品。
再查明，上海卓某公司为制止侵权支付了公证费、律师代理费等若干合理费用。
一审法院认为，上海卓某公司系专利号为ZL2015XXXX7513.5、名称为“打火机（0IL17）”的外观设计专利权人，该专利现处有效期内，受法律保护。本案诉讼双方的争议焦点为：一、被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；二、两原审被告提出的现有设计抗辩理由是否成立；三、两原审被告是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为；四、两原审被告的行为若构成侵权，其责任应如何承担。
关于本案争议焦点一，被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围。被诉侵权产品与授权外观设计产品均为打火机，两者用途相同，属于同类产品，可以进行比对。上海卓某公司认为被诉侵权设计与涉案专利构成相同，唯一的区别在于被诉侵权设计有雕刻图案以及摸起来不平滑，但这仅是一种图案上的区别，在视觉效果上并无实质性差异，被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。两原审被告认为二者既不相同也不相似。
该院认为，界定外观设计专利权的保护范围是进行外观设计专利侵权判断的基础。根据《中华人民共和国专利法》第二条的规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”该法第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素，因此，在确定外观设计专利权的保护范围以及侵权判断时，应当以图片或者照片中的形状、图案、色彩设计要素为基本依据。另据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”
该院注意到，涉案外观设计专利简要说明记载，该专利的设计要点在于产品的形状，最能表明设计要点的图片为立体图。从涉案产品领域来看，带圆角长方形的打火机外壳在该领域属于较为常见的设计，被诉侵权设计与涉案外观设计专利均采用了上述带圆角长方形的外壳设计，且两者的整体形状与比例、四个圆角的弧度等均十分接近。另外，被诉侵权设计还附加有其他图案、色彩等设计要素。该院认为，对于立体产品的外观设计，通常形状对整体视觉效果更具有影响，在进行侵权判断时，应以形状为重点；但如果其形状属于惯常设计，则图案、色彩对整体视觉效果更具有影响。以“黑拉丝”与“金拉丝”为特征的被诉侵权设计上盖与下盖连接处嵌有两道腰部并绘有黑色和金色的字母式图样，涉案外观设计专利不具备上述设计元素，但这些附加的设计元素系细节方面的差异，占比较小，并不足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响，亦不应对本案的侵权判断产生实质性影响。否则，他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造，促进科技进步和创新的立法本意。因此，以“黑拉丝”与“金拉丝”为特征的被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。
另外，以“唐草八卦”和“富贵牡丹”为特征的被诉侵权设计上盖与下盖分别绘有八卦状图案及牡丹花形图案，涉案外观设计专利则不具备上述图案设计。该院注意到，覆盖上述两款被诉侵权设计整个主视图的八卦状及牡丹花形图案面积较大、设计精美，与涉案打火机产品的整体设计风格融为一体，并非简单增加的额外设计元素。且上述区别是产品正常使用时容易被直接观察到的部位，对整体视觉效果具有显著影响，所产生的视觉效果亦明显不同。因此，以“唐草八卦”和“富贵牡丹”为特征的被诉侵权设计与涉案外观设计专利的整体视觉效果不相同也不相近似，未落入涉案专利权的保护范围，上述两款被诉侵权设计不构成专利侵权。
综上，以“黑拉丝”与“金拉丝”为特征的被诉侵权设计在与涉案外观设计专利相同种类的产品上，采用了与其相近似的外观设计，落入了涉案专利权的保护范围。以“唐草八卦”和“富贵牡丹”为特征的被诉侵权设计与涉案外观设计专利的整体视觉效果不相同也不相近似，并未落入涉案专利权的保护范围。
关于本案争议焦点二，两原审被告提出的现有设计抗辩是否成立。本案中，对比设计所涉产品与被诉侵权产品均为打火机产品，两者用途相同，属于同类产品，可以进行比对。对比设计的授权公告日为2009年9月23日，在涉案专利申请日前，其所示的产品外观可以作为涉案专利的现有设计。两原审被告认为，对比设计与被诉侵权设计相比，细微区别仅在于对比设计的上盖和下盖没有图案，二者构成实质性相同。上海卓某公司认为，对比设计的外观特点在于厚、矮，被诉侵权设计的特点在于长、薄，鉴于打火机类产品的设计空间，二者的外形在视觉效果上具有实质性差异，且对比设计并未展示打火装置部分的外形，故二者既不相同也不相近似。
该院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”鉴于以“唐草八卦”和“富贵牡丹”为特征的被诉侵权设计并未落入涉案外观设计专利权的保护范围，故本案仅将以“黑拉丝”与“金拉丝”为特征的被诉侵权设计与对比设计进行比对。该院注意到，对比设计与被诉侵权设计的外形轮廓均呈带圆角的扁长方形，两者整体形状与轮廓、四个圆角的弧度等均极为接近，并呈现整体相近似的视觉效果。区别点在于：被诉侵权设计更为扁长，对比设计相对较厚较短，但两者比例差异不大；且对比设计未显示开盖状态；被诉侵权设计上盖和下盖连接处嵌有两道腰部并绘有黑色和金色的字母式图样，对比设计则不具备上述设计元素。
该院认为，从涉案产品领域来看，带圆角长方形的打火机外壳在该领域属于较为常见的设计，且被诉侵权设计与对比设计虽在厚度、长宽比例等方面略有差异，但对整体视觉效果不产生显著影响，被诉侵权产品打开状态的打火结构系该领域内普通的砂轮和方框形罩火结构，亦不足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。结合前述分析，在确定外观设计专利权的保护范围以及侵权判断时，应当以图片或者照片中的形状、图案、色彩设计要素为基本依据。本案中，被诉侵权设计在采用与对比设计相近似的外观设计之余，分别附有以“黑拉丝”“金拉丝”为特征的图案及色彩，但上述附加的设计元素均系占比较小的细节方面的差异，不足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响，对本案现有设计抗辩是否成立的判断亦不具有实质性影响。故此，被诉侵权设计与对比设计整体呈现相近似的视觉效果，两者亦不具有明显区别。两原审被告关于以“黑拉丝”与“金拉丝”为特征的被诉侵权设计构成现有设计的抗辩成立，不构成专利侵权，本案其余争议焦点已无论述的必要。
综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第二条第四款、第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条、第十四条第二款之规定，于2021年1月29日判决：驳回上海卓某公司的诉讼请求。一审案件受理费14 099元，由上海卓某公司负担。
本院二审期间，温州市恒某公司、鹤山市恒某公司向本院提交了国家知识产权局专利局复审和无效审理部作出的第49363号无效宣告请求审查决定书，拟证明涉案专利权已被宣告无效。上海卓某公司对该证据三性无异议，但认为该审查决定错误，拟对此提起行政诉讼。本院认为，该证据合法、真实，且与本案具有关联性，能够证明涉案专利权已被宣告无效，应予认定。
本院审理查明，国家知识产权局专利局复审和无效审理部于2021年4月22日作出第49363号无效宣告请求审查决定书，宣告专利号为ZL2015XXXX7513.5的外观设计专利权无效。
本院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一、二款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。”本案中，因作为上海卓某公司权利基础的涉案外观设计专利权已被宣告无效，故其基于该专利权的起诉应予驳回。如前述无效宣告请求审查决定被生效行政判决撤销，则上海卓某公司可依据新的证据另行起诉。综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款的规定，裁定如下：
一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙02民初1096号民事判决；
二、驳回上海卓某商贸公司的起诉。
一审案件受理费14 099元和预交的二审案件受理费14 099元，均退还上海卓某商贸公司。
本裁定为终审裁定。
审  判  长    何      琼
审  判  员    陈      为
审  判  员    刘  建  中
	二〇二一年六月二日


本件与原本核对无异
                        书记员    刘  雨  潇
